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Eingabe vom eingegangen am 

Die Prufung der oben genannten Patentannnetdung hat zu dam nachstehenden Ergebnts gefiihrt. 

Zur Au&erung wird sine Frist von / 

sechs Monat(en) y46 • O^.OcOS" • Y-Q { 

gewdhrt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids ifblgt X 
Fur Unteriagen, die der AuBerung geget>enenfalls beigefugt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichnungen). sind je zwel Ausfertigungen auf gesonderten Blattem erforderllch. Die Aufterung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benOtigt. 

Werden die Beschreibung. die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anme!- 
der, sofem die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben. an 
welcher Stella die in den neuen Unteriagen beschriebenen Erfindungsmertcmale in den ursprOnglichen Unteriagen offenbart 
sind. 
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KAJLUWEIT&UHLEMANN 



HInwels auf die EVldglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anrhelder einer mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, 
die den gleichen Gegenstand betrifft. einreichen und gfeichzeitig den Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Dtese 
Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablaut von 2 Monaten nach dem Ende des Monats moglich, in dem die Patentanmel- 
dung durch rechtskraftige Zuruckweisung, frelwilUge Rucknahme oder Rucknahmefiktlon eriedigt, ein Einspruchsverfahren al>geschlossen oder 
- Im Falle der Erteilung des Patents - die Frist fur die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fmchtlos verstrichen ist. Ausfuhriiche Infor- 
matfonen uber die Erfordemisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschlief3lich der Abzweigung, enthalt das Merkblatt fOr Gebrauchsmu- 
steranmelder (G 6181), wetehes kostentos beim Patent- und Markenamt urid den Patentinfomnationszentren erhdltlteh ist. 
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(1) STRUHALLA, M.: Auszug aus „Veranderung der Substratspezifitat von Ribonuclease T1 
und Einsatz des Enzyms in Immunotoxinen", Dissertation, 2003, erhaltlich im Internet, 

. Adresse wwwxhenriie.uni-hambura.de/bibliothek/2003/DissertationMarcStruhalla.pdf . 
Seiten 38, 61 , 62, 64, 66. 70, 71 

(2) SILVERMAN, J.A. u.a,: Reverse engineering the (beta/alpha )8 banrel fold. Proc. Njatl. 
Acad. Sci. USA (2001 ) 98 (6) 3092-7 

I. 

Fakultative Merkmale, die mit dem Begriff „bevorzugt" umschrieben sind, gehoren nicht in 
den unabhdngigen Anspruch, well diese Merkmale fur die technisehe Lehre nicht notwendig 
sind (siehe Anspruch 1). Sind sie aber notwendig, muli die fakultative Angabe gestrichen 
werden, sofern dem die Offepbarung entspricht (siehe Schulte, PatG, 6. Auflage, § 34 Rdn. 
104). Fakultative Merkmale konnen jedoch Gegenstand von UnteransprOchen sein. 

Der auf die AnsprOcbe 1 bis 4 bezogene Anspruch 5 geht von der Kultur eines Organismus 
aus, der erst in Anspruch 4 eingefuhrt wird. 

GemaK PatAnmV sind gesetzliche Malleinheiten zu verwenden. DiePrufungsstelle schldgt 
daher vor, auf Seite 9 in Zeile 15 die AbkOrzung „mM" durch die Einheit „mmol/r zu ersetzen. 

II. 

Dokument (1) beschreibt auf Seite 70, Zeilen 16 bis 20 und 28 folgende Idee: 

a) Es werden tausende RNase Tl-Varianten gleichzeitig im Gemisch getestet, 

b) aus positiv getesteten Gemischen werden dann die Vananten vereinzelt, die fur den 
positiven Test verantwortlich sind. 

Nach Seite 62, Zeilen 10 bis 16 von (1) konnen RNase Tl-Varianten aus dem RNase T1- 
Wildtyp-Gen durch DNA-Shuffling in klonierter Form erhalten (vgl. vprliegender 
Unteranspruch 9) und in aktiver Form periplasmatisch, d.h. in Bakterienzellen (vgl. 
vprliegender Unteranspruch 4), exprimiert werden. Auf Seite 61, Abbildung 18 von (1) ist die 
Erstellung der Varianten-Bibliothek gezeigt und auf defselben Seite, letzter Absatz ihre 
Klonierung in einen Sekretionsvektor beschrieben. Nach Seite 71, Zeilen 4 bis 5 von (1) 
werden die Varianten-Gemische auf Periplasma-Ebene getestet. Nach Seite 38. letzter 
Absatz von (1) werden fur das Screening Vorkulturen der Klone in 96-welI Mikrotiterplatten 
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angezogen; hier ist die Bibliothek offensichtlich bereits aufgeteilt (vgl. vorliegender 
Unteranspruch 3). Nach Seite 70, Zeile 22 von (1) kann eine Bibliothek 10.000 Varianten 
umfassen. Bei z.B. 100 bis 1000 Varianten pro Einzel-Gemisch ergeben sich bei 10.000 
Varianten implizit etwa 10 bis 100, z.B. 96 zu testende Gemische oder Teilbibliotheken (vgl. 
voriiegender Anspruch 1 b)). 

Dokument (1) stellt sich auf Seite 64, letzter Absatz die Aufgabe . ein direktes Screening von 
grofieren RNase T1 -Bibliotheken zu ermSglichen. 

Zur Losunq dieser Aufgabe ergibt sich fur den Fachmann, hier z.B. einen Biotechnologen, 
aus (1 ) in naheliegender Weise folgendes Verfahren: 

a) Eine Bibliothek von z.B. 10.000 RNase T1 -Varianten wird kloniert in einen 
Sekretionsvektor in transformierter Form bereitgestellt, 

b) die transformierte Bibliothek wird in 96 Vertiefungen einer Mikrotiterplatte aufgeteilt, 
so dass 96 Einzel-Gemische zu jeweils etwa Hundert Varianten entstehen, 

c) die Transformanten synthetisieren die Varianten in ihr Periplasma hinein, 

d) jedes Einzel-Gemisch wird auf Periplasma-Ebene untersucht, 

e) positiv getestete Gemische werden ausgewahit, und 

f) deren Varianten werden vereinzelt und positive Varianten identifiziert. 

Eine Aufteilung der transfomnierten Bibliothek in Einzel-Gemische kann offensichtlich zeitlich 
vor. nach oder wahrend der Synthese der RNase-Varianten erfolgen, so dass die obigen 
Schritte b) und c) ihre PlStze aucfi tauschen konnen, ohne dass der Fachmann fOr solche 
Variationen erfinderisch tatig werden muli. 

Pie Verfahrensmalinahmen des Hauptanspruchs der voriiegenden Anmeldung sind somit im 
Hinbltck auf Dokument (1 ) fiir den Fachmann naheliegend. Anspruch 1 ist daher mangels 
erfinderischer Tatigkeit nicht gewahrbar. 

Auf Seite 66 von (1 ) ist in Abbildung 20 ein RNase-Substrat fur die FCS zu sehen (vgl. 
voriiegender Unteranspruch 1 2). 

Das Aufteilen einer Gen^Bibliothek in Teilbibliotheken bei einem Protein-Screening ist auch 
aus Dokument (2), Seite 3094, rechte Spalte, letzter Satz bekannt. 

Die UnteransprQche beinhalten keine Merkmale oder Ma&nahmen, die eine 
patentbegrOndende Bedeutung erkennen lassen. 



ill. 



Bei dieser Sachlage kann eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden; es mu(i 
vielmehr mit der Zuruckweisung der Anmeldung gerechnet Werden. 

Sofern die Anmelderin dennoch der Auffassung sein sollte, dass der Anmeldungsgegenstand 
Merkmale aufweist, denen eihe patentbegrundende Bedeutung zukommt, ist eine 
Qberzeugende Darlegung unter Angabe von GrOnden einzureichen. 

Priifungsstelle fur Klasse C12Q 




Dr. Spieker 
Hausruf 4383 



Aniaae: 

Ablichtungen der Entgegenhaltungen (1) bis (2) 



